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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Oficio N° 20223 de 20 de diciembre de 2021
Ref. Expediente N° NC2019/0007228

Sefior(a)
METAGREEN VENTURES

TITULO DE LA SOLICITUD: “SISTEMAS Y METODOS PARA LA EXTRACCION DE

PRODUCTOS NATURALES”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/065199

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 7 de diciembre de 2017.

PRIORIDAD(ES): 7/12/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/431,351
24/03/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 15/469,311

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccidon ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisién, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisidn 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 29 de julio de 2021, bajo el numero
NC2019/0007228 por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486. Por lo tanto, se estudiaran
las reivindicaciones 1 a 35 del radicado N°NC2019/0007228 del 29 de julio de 2021.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un
método que pueda extraer de forma segura y selectiva los componentes importantes del
extracto medicinal o nutricionalmente deseados a partir de materiales naturales.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método que
comprende poner en contacto el material natural con un fluido de extraccion extrayendo
por consiguiente el compuesto organico natural del material natural en el fluido de
extraccion para formar una soluciéon de fluido extraida, en donde el fluido de extracciéon
comprende un compuesto fluorofilico y un hidrofluorocarburo.

3. Delasolicitud de patente
3.1. Titulo

El nombre de la invencion de que se trata en el articulo 27 literal d) de la Decision 486
debera reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser
concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. EI nombre no
podra referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.
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El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0007228 el 29 de julio de 2021,
titulé la invencion como: “UN FLUIDO DE EXTRACCION Y UN METODO PARA
EXTRAER UN COMPUESTO ORGANICO PARTIR DE UN MATERIAL NATURAL". Este
titulo no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripcién y las
reivindicaciones, por lo cual se sugiere el titulo siguiente: “METODO PARA EXTRAER UN
COMPUESTO ORGANICO NATURAL EMPLEANDO UN FLUIDO DE EXTRACCION
QUE COMPRENDE UN HIDROFLUORCARBURO, UN COMPUESTO FLUOROFILICO Y
TRIFLUOROETANOL O HEXAFLUOROISOPROPANOL".

3.2.Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

e Lareivindicacion 1 tiene por objeto un método, sin embargo, muestra la secuencia
de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas
tales como: temperaturas, cantidades, presion, tiempo, entre otras, las cuales
definirian completamente la invencion. Se sugiere realizar las aclaraciones
respectivas o definir la invencidn por sus caracteristicas esenciales, teniendo en
cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.

e La reivindicacion 1 presenta los términos: “Material natural”, “hidrofluorocarburo”
gue son términos de caracter general y por lo tanto no son concisos por lo cual, no
permiten determinar de forma precisa el alcance de lo que se quiere proteger. Se
sugiere sustituirlos por un término preciso de acuerdo con el soporte presente en
la descripcion.

e La expresion “Error! Reference source not found.” presente en las
reivindicaciones 2 a 35, no es claro y se presenta como un error de edicién en
el capitulo reivindicatorio, que entorpece el entendimiento del capitulo
reivindicatorio. Es necesario modificar el capitulo reivindicatorio y garantizar la
claridad de las reivindicaciones para poder ser estudiadas de la manera adecuada.
Al persistir este error en el capitulo reivindicatorio presentado el 29 de julio de
2021, se hace complejo el entendimiento de las reivindicaciones aparentemente
dependientes.

e Los términos: "aproximadamente” (Reivs. 26, 26, 30); “por encima” (Reiv. 23y 24);
“al menos” (Reiv. 31) son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la
invencion del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso
0 un rango concreto.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de diciembre de 2016 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

ftem Documento Titulo Fecha de
Publicaciéon
D1 US2001021367 “PROCESS FOR THE EXTRACTION OF A 13 de septiembre de
COMPOUND BY A FLUOROCARBON 2001
COMPOUND”
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D3 US20080300386 “EXTRACTION AND PARTITIONING OF 04 de diciembre de
MOLECULES* 2008

D1 se refiere a un proceso de extraccion con disolvente en el que una materia prima que
contiene un compuesto 0 composicion particular se trata con un disolvente de extraccion
para eliminar al menos una proporcion de ese compuesto o composicion de la materia
prima. (Resumen)

D3? divulga un método para extraer un componente de interés de una pluralidad de
componentes (Resumen)

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1. Nivel inventivo (Art 16 Decision 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un método para extraer un compuesto organico natural
a partir de un material natural (...)” (Radicado N° NC2019/0007228 del 29 de julio de

2021).
Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica
Caracteristicas esenciales D1 D3
Un método para extraer un | Un proceso para extraer un | Un método para extraer un
compuesto organico natural a | componente biolégicamente | componente de interés de una
partir de un material natural, el | activo de una composiciéon que | pluralidad de componentes,
método comprende comprende: (Reiv. 1) comprendiendo (Reiv. 1)

poner en contacto el material
natural con un fluido de
extraccion  extrayendo  por
consiguiente el  compuesto
organico natural del material
natural en el fluido de extraccion
para formar una solucion de
fluido extraida

proporcionar una mezcla que
comprende una pluralidad de
poner en contacto una muestra | componentes y al menos dos
de la materia prima con un | fases liquidas, donde |la
disolvente de extraccion (Reiv. 1) | pluralidad de componentes
comprende un componente de
interés (Reiv. 1)

El fluido de extraccion disolvente de extraccion que Las fases liquidas comprenden
comprende: comprende

un compuesto fluorofilico que se | éteres de hidrocarburos, Dimetileter (Parr. 399)
selecciona del grupo que particularmente los éteres de

consiste en dimetiléter, dialquilo, tales como éter

metiletiléter, metil n-propil éter, dimetilico, éter metiletilénico y

metil isopropil éter, metil-n-butil éter dietilico. Dimetileter (Parr.

éter, dietil éter, metil terc-butil 19)

éter y etil terc-butil éter

un hidrofluorocarburo. un (hidro) fluorocarburo (Reiv. 1) | Fluorocarburo (Parr. 402)
Trifluoroetanol o - 2,2,2-trifluoroetanol (TFE)
hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-

propanol (HFIP)) (Parr. 69)

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porgue divulga un proceso de extraccidén con disolvente en el que una
materia prima que contiene un compuesto 0 compaosicion particular se trata con un

Ihttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=2001021367A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=200109
13&DB=&locale=en_EP
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2008300386A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=2
0081204&DB=&locale=en_EP
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disolvente de extraccidon para eliminar al menos una proporcién de ese compuesto o
composicion de la materia prima. (Resumen)

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacién 1 y el método divulgado
de D1 consiste en que el fluido de extraccion ademas comprende trifluoretanol o
hexafluoroisopropanol.

No hay efecto asociado a incluir que el fluido de extraccibn ademas comprende
trifluoretanol o hexafluoroisopropanol.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener
un método alternativo?

Sin embargo, el incluir que el fluido de extraccion ademas comprende trifluoretanol o
hexafluoroisopropanol para obtener el método ya esta divulgado en el D3 que se
refiere a métodos de extraccion que permiten extraer una entidad (por ejemplo, un
componente) o multiples clases de entidades moleculares (por ejemplo,
componentes) de una muestra (por ejemplo, una mezcla o una pluralidad de
componentes) empleando mezclas de inmiscibles. disolventes de extraccion (p. €j.,
fases liquidas o fases de disolvente), que pueden poseer afinidades claramente
diferentes por diversas clases de componentes derivados de muestras. (Resumen),
En algunas realizaciones, la pluralidad de fases liquidas incluye cloroformo,
tetracloroetileno, metanol, isopropanol, etanol, otro alcohol (por ejemplo, alcohol
fluorado (por ejemplo, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP)). , 2,2,2-
trifluoroetanol (TFE), 2-fluoroetanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol, 1.3-
difluoropropan-2-ol)), agua o un hidrocarburo alifatico (hexano, heptano ), acetonitrilo,
acido férmico, acido trifluoroacético, glicerol, lipidos (por ejemplo, triglicéridos,
fosfolipidos, esfingolipidos, suelos de (glicolipidos), fluorocarbonos, otros
halocarbonos, soluciones de detergentes, tampones, sales caotrépicas y / o mezclas
de los mismos. (Parr. 69)

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir que el fluido de extraccion ademas comprende trifluoretanol o
hexafluoroisopropanol de D3 en el método de D1, para asi llegar al objeto de la
reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, D1 menciona que el proceso puede ser utilizado para extraer un aceite
aromatizado o de sabor, de un material vegetal que contiene ese producto (Parr. 6),
0 un compuesto biolégicamente activo (Reiv. 1). El disolvente de extraccion utilizado
es un sistema de disolventes mixtos que comprende 1,1,1,2-tetrafluoroetano y
dimetiléter (DME). (Ejemplos 1y 2)

Ademas, D3 menciona una mezcla que comprende una pluralidad de componentes y
al menos dos fases liquidas (Reiv. 1). También describe el uso de disolventes (por
ejemplo, uno o mas disolventes) para mejorar el reparto de entidades moleculares
derivadas de la muestra entre los disolventes, y los disolventes tienen poca solubilidad
mutua a presion ambiente (por ejemplo, el cloroformo es soluble en agua a 0,815% p:
p, el hexano es soluble en agua solo al 0,001% p: p) y temperatura ambiente (por
ejemplo, aproximadamente 25°C). (Parr. 6).
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Las reivindicaciones dependientes 2 a 35 no mencionan alguna caracteristica que,
junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo
al proceso de la reivindicacién 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusioén con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US2001021367 1a35 Nivel inventivo
D3 US20080300386 1a35 Nivel inventivo

6. Respuesta a los argumentos del solicitante.
Argumentos respecto a claridad

El solicitante argumenta que “Con el objeto de atender a la anterior observacion se
presenta una nueva reivindicaciéon 1 que incluye fluidos de extraccién especificos y
compuestos fluorofilicos, y se especifican los términos objetados. Por lo tanto, es claro
gue la reivindicacién 1 modificada contiene las condiciones técnicas, y términos precisos.”

Al respecto esta oficina aclara que, a pesar de la modificacion realizada por el solicitante,
esta no muestra un método que se identifique con una serie de etapas que se definan
por sus condiciones técnicas tales como: temperaturas, cantidades, presion, tiempo,
entre otras, las cuales definirian completamente la invencion. Por tanto, persiste el
requerimiento.

El solicitante argumenta que “con el objeto de atender a la anterior observacion se
presenta un nuevo pliego reivindicatorio en el cual se eliminé dicho error de edicién.”

Al respecto esta oficina aclara que una vez mas en el capitulo reivindicatorio presentado
se evidencia el mismo error de redaccion, por lo cual entorpece el entendimiento de las
reivindicaciones.

Argumentos respecto al examen de Novedad

El solicitante indica que “Ninguno de los documentos D1-D3 menciona tal combinacién
de solventes. Ademas, cada uno de los documentos D1-D3, documentos que fueron
citados para afectar la novedad de las reivindicaciones independientes, no dicen nada
con respecto al trifluoroetanol y al hexafluoroisopropanol.”

Al respecto esta oficina aclara que D1, D2 y D3 se emplearon para afectar la novedad de
las reivindicaciones en Oficio N° 3728 de 18 de marzo de 2021. Tras la modificacion del
capitulo reivindicatorio (Radicado N° NC2019/0007228 del 29 de julio de 2021), y para el
actual examen de patentabilidad se ha superado la novedad respecto a D1, D2 y D3. No
obstante, se emplearon los documentos D1 y D3 para evaluar el nivel inventivo de la
presente solicitud, teniendo en cuenta que D1 no menciona trifluoretanol o
hexafluoroisopropanol. No obstante D3 menciona que en algunas realizaciones, la
pluralidad de fases liquidas incluye cloroformo, tetracloroetileno, metanol, isopropanol,
etanol, otro alcohol (por ejemplo, alcohol fluorado (por ejemplo, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-
propanol (HFIP))., 2,2,2-trifluoroetanol (TFE), 2-fluoroetanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-
ol, 1.3-difluoropropan-2-ol)), agua o un hidrocarburo alifatico (hexano, heptano ),
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acetonitrilo, &cido férmico, &cido trifluoroacético, glicerol, lipidos (por ejemplo,
triglicéridos, fosfolipidos, esfingolipidos, suelos de glicolipidos), fluorocarbonos, otros
halocarbonos, soluciones de detergentes, tampones, sales caotrépicas y / o mezclas de
los mismos. (Parr. 69). Por lo tanto, una persona versada en la materia incluiria estos
compuestos de D3 en el fluido de extraccion de D1 para asi llegar a la solicitud. Por lo
tanto, aunque la solicitud supera el requisito de novedad, a la luz de D1 y D3, no supera
la actividad inventiva.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
deberd observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, serd necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacion administrativa.
%%

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Pagina 6 de 8

Sefor cludadand, pars hacer seguiFmiRka 3 5u soliciiud, |3 artidad ke ofreca ks siguien s Canaks
wwwWiCgowCo ~ Tekfond en Eogoid 601502 04 00 = Lingagratuiia a nkal nacianat 01 5000 54 KS
Diraccidin: Ora T #3237 - 00 pios1, 3 4,5, 6,710, Bogotd D.C- Colombia

Talanas: ~ €01 587 00 00 ~a-miall contacienos@sic goyoa | & El future

es de todos de Colombia

Mugsira aporis e furdamental
B o usar menos papel coniribuimcs con @l madic smbisnis




- I—-‘/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Oficio N° 20223 de 20 de diciembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0007228

INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0007228 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2017/065199 7 de diciembre de 2017
Fecha de determinacion estado de la técnica . L
(DDIMM/ARIO) Prioridad Presentacion
(07/12/2016) X
Solicitante
METAGREEN VENTURES
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At s - Jart20 - [An 25 (Falta de unidad de .
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de bisqueda 1-35
Palabras clave utilizadas Extracting and organic compound and extraction fluid and fluoro
Clasificaciones utilizadas para la bisqueda CIP: |A61K 36/185, A61K 31/352, A61K 31/465

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Informes de N° de solicitud de Fecha de s .
bldsqueda / Bases patente / Publicacion Riggcdd:izgges Citas relevantes del estado de la C(?;ig%'eamdoel
de datos N° de patente / | /Presentacién afectadas técnica citado(?)
consultadas Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)
SIPI c013111842 03/05/2013 - - A
Noles, R 28/04/1992 - - A
ISA WO0064555 02/11/2000 - - A
US2008103193 | 01/05/2008 1A35 (Reiv. 1, Parr. 402) Y
US2006182689 | 17/08/2006 A
EPO US2010087518 | 08/04/2010 - - A
US2008300386 | 04/12/2008 A
ISA/EPO/USPTO|US20010021367| 13/09/2001 la35 (Reiv. 1) Y
USPTO US6890424 10/05/2005 - - A
Patbase US2018153948 | 07/06/2018 . ) E
WQO17036542 | 09/03/2017 E
(Y) cita completa literatura no patente (LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.
O
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.
Nombre de la revista. Recuperado de
http://XXXXXXXX.

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o
la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con
dicha solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del
principio o teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que
el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de
presentacion internacional o en fecha posterior.

“L"” Documento citado para llamar la atencion sobre por ejemplo, dudas
acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la fecha de
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publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una explicacion, “X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada

por la cual se citan. no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva
por referencia al documento aisladamente considerado.

“O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos

siempre estard acompafiado por otra letra que indique la pertinencia del “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada

documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando
el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion naturaleza, cuya combinacion resulta evidente para un experto en la

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. materia.

Fecha del reporte de blsqueda: (17/11/2021)

Examinador: Diego Eliseo Cardenas Alarcon
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